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Resumo: Tema de calorosas discussoes, a propriedade intelectual tem se tornado um singular objeto
de estudo dos mais diversos pesquisadores do direito. Denominada como uma propriedade imaterial,
tal espécie de propriedade possui uma ténue linha que separa o0 seu regular exercicio do
cometimento de abuso por parte de seus detentores. Com escopo nas discussdes que gravitam ao
entorno do tema, o presente artigo tem como marco legislativo o que leciona o artigo 187 do Cddigo
Civil Brasileiro que versa sobre a limitacdo ao exercicio de direitos, ou seja, estabelece parametros
para a concretizacdo do abuso de direito. O direito de propriedade intelectual, na atualidade,
corresponde um ramo do direito no qual a identificacdo da ocorréncia do abuso de direito se faz uma
tarefa ardua em nome de todas as especificidades que compde tal universo juridico. Tendo como
fundamento os ensinamentos da Lei 9.279/96, bem como a teoria de Denis Borges Barbosa (2015), o
presente artigo tem como objetivo tecer comentérios acerca do abuso de direito tendo como foco de
estudo a propriedade intelectual, em especifico, o instituto das patentes.
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1 INTRODUCAO

Os temas que envolvem a propriedade intelectual, recorrentemente, vém sendo objeto de
importantes discussdes no mundo académico e na seara do judiciario. Diante da necessidade de
proteger a ideia inventiva e inovadora, grandes disputas comeg¢am a surgir, vez que interesses
antagdnicos figuram entre aqueles que detém o privilégio em detrimento daqueles que devem se
sucumbir a protecéo concedida. O mecanismo mais invocado pela grande maioria das empresas para
proteger suas ideias inovadoras € a patente, tornando-a centro de grandes discussfes no que tange
aos limites de exercicio entre o direito de fazer e o direito de usar.

Nessa perspectiva, o presente artigo tem como tema de estudo o abuso de direito no que
tange a propriedade intelectual, tendo como foco a configuracdo do abuso de direito por uso das
patentes. Para abordar o tema proposto, buscou-se analisar a legislacdo que regula a propriedade
intelectual no Brasil, em seus diferentes aspectos, com o intuito de identificar todos os direitos e
deveres que se aplicam aqueles que estdo sobre a égide da ideia protegida.

Inicialmente apresentou-se um estudo sobre os principais aspectos da propriedade
intelectual. Foram expostas, também, questdes conceituais e doutrinarias com o intuito de centralizar
a discusséo trazida. Em seguida, apontam-se aspectos constitucionais da propriedade intelectual,
bem como um estudo dos dispositivos legais da Lei de Propriedade Industrial que incidem no cerne
da discusséo proposta. O foco do trabalho foi a exploracdo dos dispositivos apresentados na Lei de
Propriedade Intelectual, ndo tendo a intencdo de discutir outros aspectos envolvendo direitos
autorais, marcas.

Com o escopo de abordar os aspectos que envolvem a propriedade intelectual e o abuso de
direito, sem exaurir as possibilidades de discussao identificadas em cada um deles, foi elaborado um
plano metodolégico com base na andlise de bibliografias relevantes sobre o tema. Sendo assim, a
metodologia utilizada para o desenvolvimento e discussao do tema, foi uma analise tedrica e
bibliografica, bem como verificagdo de alguns casos concretos.

A aplicagdo da metodologia descrita teve como base de execucdo trés critérios
rigorosamente aplicados na pesquisa bibliografica e na analise de casos:marco temporal, principais
doutrinas e jurisprudéncias que versam sobre abuso de direito e propriedade intelectual. Ou seja, foi
realizado um estudo ordenado entre bibliografia e caso concreta com o escopo de filtrar na
jurisprudéncia as diversas manifestacées do abuso de direito na propriedade intelectual. E importante
ressaltar que a jurisprudéncia analisada levou em conta sobre a essencialidade do bem protegido.
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Quer dizer, todo o estudo tem como fito o abuso de direito cometido por meio de desvio de uso de
patentes.

A escolha do tema a ser trabalhado se justifica pela necessidade de verificar se o direito de
propriedade intelectual vem sendo interpretado como um fim em si mesmo ou se tem sido exigido o
respeito aos limites impostos a esta propriedade imaterial. Blindagem legitima as ideias que figuram
sobre bens socialmente essenciais, € de suma importancia impedir o uso abusivo da propriedade
intelectual, que ndo devera ser imposta como forca legitima do detentor do direito de fazer, vez que
se assim for feito o direito tornar-se-a liberdade para uns e prisdo para outros.

2 ENTRE O USO E O ABUSO: a propriedade intelectual e as limitacdes de seu

exercicio arbitréario

Por se tratar de um direito imaterial a um privilégio, o direito de fazer, em contra- -posigéo
ao direito de usar, deve observar as devidas limitacdes para se evitar o denominado abuso de direito.
Como exposto anteriormente, dependendo do objeto da patente, imprescindivel agir com prudéncia
na concessao e no exercicio do privilégio, uma vez que tal privilégio - se concedido e néo limitado -
pode trazer prejuizos sociais por meio do abuso de direito. Antes de se adentrar na configuragdo do
abuso de direito da propriedade intelectual e em suas limitagdes, é importante trazer a baila conceitos
ja elucidados de forma superficial anteriormente. O principal conceito que deve ser detalhando, neste
momento, é o valor social da patente.

Como mencionado anteriormente, o direito de propriedade intelectual tem como marco
regulatério constitucional o que vem expresso no art. 5°, XXIX, bem como no art. 170, Ill, todos da
CRFB/88. Logo, o Estado brasileiro concede ao detentor do invento o direito de propriedade sobre o
mesmo, bem como explorar tal invento. Contudo, o detentor desse direito deve observar o valor social
da patente.

O art. 59 inciso XXIX da CRFB/88, é claro ao manifestar que a propriedade intelectual
deverd atender o interesse social, tecnoldgico e econémico do pais. Sendo assim, qualquer um que
detenha o direito advindo do privilégio da patente que ndo observar os preceitos constitucionais
lecionados estara desvirtuando o valor social da patente.

Os ditames constitucionais ressaltam que a propriedade intelectual tem um fim que deve ser
observado com o escopo de justificar o privilégio que dela pode ser extraido. Logo, por ser entendido
como uma propriedade, o valor social de uma patente pode ser trazido na fungéo social que a mesma
deve expressar. De acordo com Denis Borges Barbosa (2015), determinar o valor social da patente
requer uma andlise extensiva dos dispositivos constitucionais que consagram a propriedade
intelectual. Para o autor, o valor social de uma patente deve ser analisado dentro do contexto
concorrencial de que mesma faz parte. Sendo assim, a compreensdo de tal conceito deve partir de
uma andlise macroeconémica, microecondbmica e empresarial.

Segundo o autor, valorar a patente longe de tais argumentos é conceder & mesma um mero
valor, ou seja, € considerar que a ideia de um detentor do privilégio € melhor do que a ideia daquele
que ndo obteve o privilégio, e que o detentor da patente possui monopdlio empresarial sobre os que
nao sao detentores. Sendo assim, ao se retirar 0os elementos trazidos por Barbosa (2015), o valor
social de uma patente seria ndo considerar a propriedade intelectual como um fim em si mesmo.

Denis Borges Barbosa traz a seguinte licdo:

Segundo nosso sistema legal, o nosso sistema constitucional, a propriedade
intelectual tem um fim. Ela ndo é um valor em si préprio. Ela ndo esta protegida
simplesmente como uma propriedade. Ela é uma propriedade que para um fim
determinado. E o fim que |4 esta indicado é o de propiciar o desenvolvimento
social, tecnolégico e econdmico do pais, do Brasil, ndo da humanidade, nem da
comunidade dos povos e, seguramente, ndo dos titulares das patentes.
(BARBOSA, 2015, p. 1772).

Seguindo a licdo do autor as disposi¢cdes anteriormente expressas, pode se afirmar que o
valor social de uma patente se configura com a sua finalidade de promover o desenvolvimento social.
Desse modo, o detentor do privilégio ndo podera exercé-lo de forma absoluta, devendo,
obrigatoriamente, observar suas limitacdes sob pena de cometer abuso de direito.

Nem sempre o judiciario brasileiro se encontra preparado para identificar a ocorréncia no
abuso da propriedade intelectual, pois tal matéria é pouco refletida pela comunidade académica e
pelos operadores do direito em geral, e isso torna extremamente relevante a discussao do tema. Nos
capitulos 3 e 4, serdo demonstradas acdes judiciais em que o judiciario deixou de verificar questdes
importantes para ndo ocorréncia do abuso de direito da propriedade intelectual e concedeu ao
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detentor da patente o direito de ampliar a vigéncia de seu privilégio, apesar de ele ja ter se expirado.
Pinto (2014) ressalta tal conduta do judiciario como falta de preparo para lidar com questfes que
envolvem propriedade intelectual. Contudo, € preciso olhar o posicionamento do judiciario com
certa parcimobnia,vez que, diante de um conjunto normativo que regula o privilégio oriundo de uma
propriedade imaterial, com limitacbes abstratas, a identificacdo do abuso do direito de propriedade
intelectual se torna uma tarefa ardua.

Denis Borges Barbosa (2015) elenca quatro tipos de limitagBes ao uso da exclusividade
advinda da patente: limite quanto ao prazo, ao territorio, quanto exercicio dos direitos e limites legais
extrinsecos: Fair Usage. Todos como fito de equilibrar a relagdo existente entre o detentor da
exclusividade e a sociedade que concede tal direito. A limitacdo ao privilégio da patente € uma forma
de realcar seu valor social, evitando que tal propriedade imaterial se torne absoluta.

O limite quanto ao prazo pode ser identificado no CPI, no art. 409 e pode, também, ser
denominado de vigéncia da patente. O dispositivo da Lei 9.279/96 estabelece um prazo maximo para
gue o detentor do privilégio possa explorar a propriedade do invento, ndo podendo seu direito no
tempo se perpetuar. O caput do art. 40 estabelece dois limites quanto ao tempo. O primeiro se refere
as invencdes e tem prazo estipulado de vinte anos, ja o segundo diz respeito aos modelos de
utilidade e vigora por 15 anos. O limite quanto ao prazo estabelece, também, um prazo minimo que
deve ser observado na concessao do privilégio, ou seja, patentes direcionadas a inventos ndo podem
ter lapso temporal fixado inferior a dez anos, e patentes direcionadas a modelos de utilidade néo
podem ter lapso temporal inferior a sete anos.

A limitacdo, no que tange ao prazo de vigéncia de uma patente, gera as mais diversas
discussdes no judiciario brasileiro, pois grande parte dos detentores do privilégio ingressa no
judiciario pleiteando a extensdo desse prazo, o que viola o limite temporal estabelecido. Ana Paula
Gomes Pinto (2014) realizou um estudo apurando pedidos de revalidacdo das patentes pipelines nos
mais diversos casos. A autora selecionou diferentes patentes em diferentes processos judiciais, e da
leitura da pesquisa percebe-se que um dos principais efeitos das acbes propostas € a extenséo do
periodo de vigéncia de uma patente, com violagdo do primeiro limite identificado:

a) Patente PP1100829-6 e Processo Judicial n. 2003.51.01.540754-7 Trata-se de
um Mandado de Seguranga impetrado por Aventis Pharma Deustschland GMBH,
proprietaria da patente PP 1100829-6 (EP 0013376B1) em face do Diretor da
Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI. A acdo foi proposta em 17-12-2013,
tramitando perante a 352 Vara Federal da Sec¢&o Judicidria do Rio de Janeiro.
Esta acdo objetivava, em sintese, a correcdo, pela autoridade impetrada, do prazo
de vigéncia da patente brasileira, pelo prazo remanescente de sua corresponde
originaria, ou seja, 13-12-2004 (devido ao prazo de extensao requerido na patente
originaria). Houve pedido de liminar somente apreciado na sentenca, proferida em
30-06-2004, decisdo que concedeu a seguranca e a liminar requeridas, até o
transito em julgado do writ em questdo. O aspecto processual mais relevante
nesta acao é a prorrogacao do prazo de uma patente que ja havia expirado na
data de sua propositura, através de uma liminar concedida em sentenga e
mantida até o julgamento definitivo da agdo por uma das Turmas Especializadas
do TRF- 22 Regido. Esta concessdo manteve a patente protegida, por meio de
liminar, de 03-06- 2004 (data da sentenca) até 19-04-2007 (data da ciéncia do
INPI sobre o provimento do recurso deste 6rgdo pelo TRF - 22 Regido), apesar do
seu prazo originario que terminaria em 16-12-1998. (PINTO, 2014, p. 98).

Percebe-se que, no caso exposto, ocorreu a concesséo da continuidade de vigéncia de uma
patente que ja havia expirado, ou seja, o detentor teve seu privilégio renovado mesmo depois de
observado o lapso temporal expresso no art. 40 da Lei 9.279/96. O préprio judiciario corroborou para
a ocorréncia do abuso do direito por parte do detentor do privilégio. Casos como estes demonstram
que o préprio judiciario pode se equivocar ao ndo se posicionar de forma equéanime face ao abuso do
direito de propriedade intelectual.

J& o limite quanto ao territdrio € extraido da Convencao da Uniéo de Paris (CUP), que, em
seu art. 4°, estabelece que os efeitos de uma patente terdo como limites territoriais a extensdo do
pais que o concede. O art. 4° da CUP é considerado uma regra no que tange ao alcance do privilégio
dentro de determinado territério.

O terceiro limite em relacdo aos direitos que emanam de uma patente € classificado como
limite ao exercicio dos direitos, ou seja, o detentor de uma patente devera observar como a legislagao
Ihe permite usar o direito de propriedade conferido através da patente. Tal limite é fundamental para
se identificar e até mesmo classificar o abuso de direito, que, em momento oportuno, sera trazido a
tona novamente.
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Todos os direitos oriundos da concessdo de uma patente encontram-se expressos no art.
41 ao art. 44 da Lei 9.279/96, e devem ser observados como barreiras que envolvem a disputa entre
o direito de usar e o direito de fazer. Da leitura dos dispositivos resta claro que a legislacdo tem como
foco o detentor do direito, estabelecendo o que o mesmo pode invocar e como deve proceder. Porém,
ndo pode o detentor do direito ao privilégio ultrapassar tais barreiras utilizando a propriedade
intelectual como um fim em si mesma.

Assim como os dispositivos da Lei 9.279/96, o art. 5°, inciso XXIX da CRFB/88, também
deve ser visto como um limite ao exercicio do direito, vez que condiciona o privilégio orientando seu
valor social. Sobre essa mesma perspectiva, Denis Borges Barbosa, ao definir os limites do direito &
patente, afirma:

O que caracteriza a patente como uma forma de uso social da propriedade é o
fato de que é um direito limitado por sua funcéo: ele existe enquanto socialmente
util. O elemento crucial do equilibrio de interesses que justifica a patente classica
é a temporariedade do direito. Ndo s6 a tecnologia se torna conhecida pela
publicacdo da patente, como também seu uso passa a ser acessivel por todos,
apos certo prazo legal. (BARBOSA, 2015, p. 1506).

Sendo assim, pode se afirmar que a maior limitagdo ao exercicio do direito da patente é a
funcé@o a qual ela se destina: ser (til socialmente.

Por fim, ha o limite legal extrinseco: Fair Usage, que, em traducdo livre, significa uso justo.
Tal limite € considerado por diversos autores como uma inovagdo da Lei 9.279/96 pelo fato de
restringir o direito de acdo de um detentor do privilégio sobre um terceiro que utiliza seu invento.

Previsto no art. 43 do CPIlO, o Fair Usage traz um rol de hip6teses em que terceiros se utilizam do
invento sem o consentimento do detentor do direito. Sendo assim, estabelece o dever do proprietério
em admitir o uso de seu privilégio em determinada situacdo. Sobre essa limitacdo, € necessério
trazer a baila os seguintes ensinamentos:

A lei de 1996 assim considera fora da exclusividade da patente uma série de atos
que podem ser praticados sem a permissdo do titular do privilégio. Da mesma
forma que ocorre na Lei Autoral, trata-se de um rol de limitacdes legais (dali,
involuntarias), objetivas e incondicionais a exploracdo da patente. (BARBOSA,
2015, p. 1541).

A exposicao de todos os limites relacionados ao direito a patente evidencia que 0os mesmos
nada mais sdo do que uma forma de limitar o direito de fazer do detentor, apresentando parametros
para evitar o desvio do uso de tal direito, ou seja, o desvio da finalidade da concessao do privilégio.

Contudo, por mais que os limites ao direito a patente sejam expressos, percebe-se, pelo
exposto na citagcao da pesquisa de Pinto (2014), que a ocorréncia da violagdo de tais limites € mais
comum do que se imagina. A violacdo dos limites ao direito da propriedade intelectual gera
automaticamente um abuso de direito por parte daguele que viola os limites legais e constitucionais
impostos. Na maioria das vezes, o proprio judiciario ndo consegue identificar o desvio da finalidade
do uso do privilégio e acaba corroborando para a perpetuacdo do abuso de direito.

As principais viola¢des aos limites impostos ocorrem quanto & vigéncia do privilégio e os
limites ao exercicio dos direitos inerentes. A maior parte das questdes é apresentada ao judiciario,
que devera identificar o limite violado, 0 momento em que ocorre 0 abuso do direito e como finalizar
tal abuso. Para que o judiciario possa identificar a triade proposta, é preciso tracar um parametro
conceitual do que se considera abuso de direito, a natureza do abuso de direito quando se trata de
propriedade intelectual, e que aspectos contribuem para a configuracdo de tal abuso.

Todos esses elementos sdo de crucial importancia para a presente dissertacdo, e, nos
capitulos seguintes, serdo demonstrados os principais casos levados ao judiciario brasileiro, cuja
principal alegacao é a ocorréncia de abuso de direito por parte do detentor do privilégio. Na analise
de cada um dos casos sera filtrado o posicionamento do judiciario com o escopo de identificar como o
mesmo identifica o abuso de direito advindo da propriedade intelectual. Por esse motivo, de forma
exaustiva, passa-se a expor todos os elementos cruciais para a identificacdo e classificagdo do abuso
de direito.

A palavra abuso é assim definida no dicionario Aurélio de lingua portuguesa como ‘mau uso;
uso excessivo’. Sendo assim, pode se definir abuso de direito como 0 mau uso ou 0 uso excessivo de
determinado direito concedido a um sujeito determinado, sendo este susceptivel de direitos e deveres
na ordem civil.

O direito brasileiro adotou a teoria do abuso de direito consagrando seus pardmetros no art.
187, do Cddigo Civil Brasileiro (CCB/02): “Art. 187. Também comete ato ilicito o titular de um direito
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que, ao exercé-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econdmico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes”. (BRASIL, 2002).

O dispositivo do Cédigo Civil brasileiro (CCB/02) estabelece quatro parametros, que devem
ser observados de forma objetiva para a configuracdo do abuso de direito. Ou seja, o detentor de
qualquer garantia que a utiliza de forma a exceder a finalidade econdmica e social de seu direito, bem
como deixa de observar os limites da boa-fé e dos bons costumes no exercicio pleno de seu
privilégio, viola os limites legais impostos. Concorre, consequentemente, para o mau uso do direto
que Ihe foi concedido, o que configura o abuso de direito.

Delimitando o objeto do presente trabalho, extrai-se como parametro de configuracdo de
abuso de direito a propriedade intelectual, a ndo observancia da finalidade econdmica e social.
Ressalta-se que os paradmetros da boa-fé e dos bons costumes, por serem de cunho meramente
subjetivo, serdo suscitados de forma a reforcar os argumentos que atuam como configuradores do
abuso de direito, mas nao serédo utilizados como indicadores principais.

Nesse sentido, todo detentor de um privilégio que deixar de observar os limites de seu
direito, sob o ponto de vista de sua finalidade social e econémica, estard cometendo abuso de direito.
O art. 187 do CCB/02, de acordo com o objetivo do trabalho, deve ser interpretado diretamente com o
art. 68 da Lei 9.279/96, que estabelece duas formas de cometimento de abuso de direito em relacdo
a patente:

Art. 68 O titular ficara sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se
exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar
abuso de poder econdbmico, comprovados nos termos da lei, por meio de deciséo
administrativa ou judicial. (BRASIL, 1996).

Nota-se a necessidade de interpretar o art. 187 do CCB/02, juntamente com o art. 68 do
CPI, pois este prevé duas formas de abuso. A primeira denomina-se abuso de direito, entendido em
seu contexto geral, e engloba trés dos quatro parametros previstos no diploma civil: ndo observancia
da finalidade social da patente, utilizar a patente em desconformidade com a boa-fé e em
desconformidade com os bons costumes. Ja a segunda trata de uma proibicdo expressa de usar o
privilégio para cometer abuso de direito manifestamente de cunho econémico.

Todavia, o fato de a Lei 9.279/96 ser iluminada pelos preceitos constitucionais que
expressamente determinam a finalidade social dos direitos da propriedade intelectual, cabe ressaltar
que, embora ndo esteja expresso no art. 68 o abuso da finalidade social, 0 mesmo se encontra
implicito na norma, vez que é finalidade ultima da patente.

O abuso da finalidade social da patente se configurara, a partir do momento em que o
detentor deixar de considerar sua funcdo social, ou seja, quando se esquecer de que lhe foi
concedido um privilégio em nome do desenvolvimento social e tecnolégico do pais.

Renato Dolabella Melo (2011) leciona sobre o tema:

No caso do exercicio regular dos privilégios pelo titular, 0os custos sociais oriundos
da patente, notadamente a maior apropriacdo de riqueza pelo fornecedor as
expensas da sociedade, as restricdes na concorréncia e o prejuizo no poder de
escolha e de acesso ao produto pelo consumidor, motivado pelo monopdlio e pela
reducdo da produgdo, sdo justificaveis pelos objetivos macrojuridicos e
macroecondmicos que se pretende alcangar, inclusive os fins econémicos e
sociais previstos no artigo 187 do Cadigo Civil. Um dos maiores fundamentos para
a existéncia de um sistema de patentes € o desenvolvimento tecnolégico e
econdmico da nagdo, em funcdo do conhecimento produzido, revelado a
sociedade e, em algum momento, incorporado ao dominio publico. Entretanto,
isso ndo quer dizer que o titular esta livre para agir a seu bel-prazer. (MELO,
2011, p. 50).

A partir do momento em que o titular da patente deixa de observar a finalidade social da
mesma, ele passa a agir em contrariedade ao que dispde o art. 5°, inciso XXIX da CRFB/88, bem
como viola o art. 187 do CCB/02 e o art. 68 da Lei 9.279/96. A finalidade social requer a observancia
do limite no exercicio dos direitos oriundos da concessao da patente. O titular deve exercer seu
privilégio de modo que nédo prejudique a coletividade, observando, principalmente, o disposto no art.
43 do CPI, o Fair Usage.

Entendido o valor social da patente como dosagem para evitar a ocorréncia do abuso do
direito a patente, cabe trazer a baila a segunda hip6tese que prevé o uso abusivo do direito de
propriedade intelectual: o abuso do poder econdmico. Como extensamente exposto alhures, a
patente, quando demonstrados 0s requisitos existentes em lei, concede ao seu detentor o direito de
privilégio sobre sua inovacao. Tal privilégio permite que o sujeito de direito estipulado no CPI
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intelectual tenha uma propriedade imaterial sobre a patente. Logo, por figurar como detentor de tal
propriedade, podera o sujeito explorar economicamente o direito ao privilégio a ele concedido.

A exploracdo econdbmica de uma patente carrega inumeras influéncias no mercado,
principalmente no direito concorrencial, afinal, o detentor do privilégio pode exercer monopdlio na
area de concentragdo do conhecimento cuja patente foi concedida. O abuso do direito de propriedade
intelectual, configurado por meio da patente, se evidencia pela violacdo do que estabelece o art. 170
da CRFB/88. Ou seja, toda vez que o detentor de uma patente excede o limite de seu privilégio,
causando violacéo da ordem econdmica, restara concretizado o abuso de direito.

Aguele que detém o privilégio pode influenciar diretamente no mercado, principalmente, se
0 privilégio for necessario para a producdo ou circulacdo de determinado bem ou servico. Nao sé
nesse aspecto se observa o abuso do direito em decorréncia do mau uso de uma patente; a
concorréncia desleal pode ser considerada um dos desdobramentos do abuso de direito proveniente
da propriedade intelectual.

Torna-se perceptivel que a concessdo de um privilégio carrega em si a possibilidade de o
detentor da patente interferir diretamente nas diretrizes do comercio, influenciando precos,
quantidade de produtos e até mesmo quem podera se manter no mercado. Nesse sentido, Melo
afirma o seguinte:

Quanto ao abuso de poder econdmico, inicialmente devemos destacar que,
dependendo do objeto protegido, pode ser concedido ao titular da patente
relevante poder de mercado, de modo a permitir-lhe interferir na fixagdo dos
precos e no fornecimento do bem. (MELO, 2011, p. 55).

O poder de mercado que permite ao titular da patente interferir nos precos e fornecimentos
de bens e servicos atinge de forma direta a ordem econémica, uma vez que ir4 dirigir toda a
convergéncia do mercado com fito de atender os interesses préprios do titular. Nesse sentido, o
abuso econdmico tera duas vertentes: a primeira se refere ao poder de influéncia direta que o titular
podera exercer no mercado, o que tornaria todos os dependentes do segredo protegido submissos as
vontades do titular. JA& a segunda vertente concorre diretamente para a concorréncia desleal: a
titularidade do segredo oferece ao seu detentor a possibilidade de concorrer de forma desleal no
mercado. Percebe-se que o abuso econdmico pode ocorrer diretamente entre titular do segredo e
dependente de tal segredo, bem como entre o titular e seu concorrente no mercado, caso o titular
seja uma empresa determinada.

Em sua obra Propriedade Industrial e Segredo em Comércio, Diniz (2003) explica que o
privilégio concedido ao titular da patente, o direito ao segredo, pode gerar as mais diversas
obrigacdes aos que dependem de tal segredo para se manterem no mercado. O autor ressalta que a
maioria dessas obrigacSes é gerada por meio de contratos, o que permite observar a ampliacdo do
risco de ocorréncia por parte do titular do privilégio.

Nessa perspectiva leciona Diniz:

A Lei 9.279/96 incide diretamente na formacgdo de situagbes ex legede sigilo,
bastando apenas que ocorram os eventos licitos ou ilicitos ali descritos. Embora a
vontade dos sujeitos tenha que se acomodar a imperatividade das normas
brasileiras sobre ocorréncia, em algumas situag8es confidenciais os vinculos que
se referem ao segredo podem ser em grande parte manejados e reforcados por
negacios juridicos, principalmente pelo uso da principal ferramenta para a criagao
e circulagéo de obrigag@es: o contrato. (DINIZ, 2003, p. 91).

Da licdo do autor pode se afirmar que sera exatamente por meio do contrato que sera
levada a apreciacdo do poder judiciario a alegacdo de abuso de direito por parte do titular de uma
patente. Por ser o contrato o meio mais usual de criacdo de obrigacbes pelas partes, o mesmo
podera ser considerado, também, o mais favoravel para identificacdo do abuso de direito.

Ressalta-se que por meio de um contrato podera ocorrer o abuso advindo da violagdo da
finalidade de uma patente, além da violac@o da ordem econdmica ou a concorréncia desleal. Sobre
tal afirmacé&o cabe trazer a baila a seguinte licao:

E interessante notar, contudo, que o exercicio abusivo de patentes, em sua forma
pura, comumente implicara também abuso de poder econémico. Isso porque o
proéprio instituto da patente possui forte aspecto econémico indissociavel do ponto
de vista da sua fungdo, tendo em vista que objetiva criar uma escassez artificial
inexistente na natureza, para que o titular possa explorar efetivamente a criacdo
intelectual. E de natureza da patente a restricdo da concorréncia, decorrendo dai
diversos efeitos econdmicos possiveis. O fator que sera fundamental para apurar

se 0 abuso é somente de patentes ou também de poder econbémico sera a
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guestdo da substituibilidade no mercado do objeto protegido, como ja dito.
(MELO, 2011, p. 58).

Caso o abuso econbmico nédo se torne perceptivel por meio de uma relacédo contra- -tual,
ocorrera naturalmente por decorréncia do abuso, denominado pelo autor, de ‘abuso propriamente
dito’. Todos os parametros legais e doutrinarios para a identificagdo do abuso de direito foram
exaustivamente apresentados, contudo, resta tratar a questdo principal: como identificar o abuso de
direito da propriedade intelectual?

Antes de adentrar no tema propriamente dito, observa-se que o art. 68 da Lei 9.279/96
estabelece que o abuso de direito podera ser processado de forma administrativa ou judicial. Com
base no dispositivo legal, o presente trabalho abordara as duas previsdes de processamento,
contudo, para atender a finalidade proposta, pretende-se enfatizar o procedimento judicial.

O primeiro passo para buscar a confirmacdo do abuso de direito advindo do mau uso de
uma patente é estar diante de um caso concreto, buscando no mesmo a extracdo dos principais
elementos configuradores do abuso de direito. Renato Dolabella Melo (2011) ressalta dois requisitos
bésicos que devem ser identificados para a configuracdo do abuso de poder econdémico. A partir do
entendimento acima exposto, tanto o abuso que ocorre por meio do desvio da finalidade de uma
patente quanto o abuso econémico propriamente dito podem ter como parametros de identificacéo as
proposicdes seguintes:

[...] entendemos que a analise da licitude da conduta do titular, ao fazer uso dos
seus privilégios de patente, deve passar por duas indagacdes seqlenciais:- O
titular possui real poder econdmico em funcdo de sua patente ou um eventual
aumento nos pregos a patamares monopolistas, com a consequente reducéo da
produgdo, estimularda a entrada de novos concorrentes e/ou levara os
consumidores a buscarem produtos substitutos?- Caso de fato o titular detenha
poder econdbmico em fungcdo da patente, suas prerrogativas sdo utilizadas de
forma a configurar um exercicio abusivo de posi¢cdo dominante prejudicial & ordem
econbmica e ao funcionamento do sistema de economia de mercado definido
pelos artigos 170 e seguintes da Constituicao de 1988? (MELO, 2011, p. 57).

Na primeira indagagéo percebe-se que deve ser feita uma andlise dos reais efeitos da
patente no mercado e, consecutivamente, entre os consumidores. Se o detentor de um privilégio, ao
deter um poder econbmico em face dos demais, passar a exercer um monopdélio a ponto de
influenciar o mercado consumidor e a producdo de determinado produto, a produ¢éo de determinado
bem e a circulacdo de determinado servico, deixara clara a existéncia de um abuso de poder
econdmico. Além do abuso em relagéo a finalidade da patente - que consiste em contribuir com o
desenvolvimento social, ndo podendo, sob o ponto de vista constitucional, ser utilizado como uma via
de mao Unica servindo apenas ao seu titular.

Ja na segunda indagacao, sendo efetivo o poder econémico do titular de uma patente, &
preciso identificar se 0 mesmo se vale desse privilégio de forma a violar diretamente a ordem
econdmica e todo o disposto no art. 170 da CRFB/88. Percebe-se que o primeiro critério € mais
subjetivo, podendo abarcar tanto o abuso por desvio de finalidade quanto o abuso do poder
econdmico. O segundo critério, por sua vez, é mais objetivo, e busca observar se o detentor, ao se
valer de seu poder econbémico, viola objetivamente um dos principios que sustentam a ordem
econdmica, em especial, a defesa da concorréncia.

Por mais que seja possivel a identificacdo de proposi¢cdes que podem auxiliar a identificacao
da caracterizagdo do abuso de poder da propriedade intelectual, € imprescindivel a aplicacdo de tais
preceitos diante do caso concreto. Com esse intuito, nos Capitulos 3 e 4, serdo exploradas algumas
das principais discuss®es, ja ocorridas no Brasil, acerca do tema com o escopo de centralizar toda a
teoria até entdo exposta. Ressalta-se que, em capitulo préprio, sera analisado um dos processos
mais polémicos envolvendo patentes, vigéncia do privilégio e abuso de direito. Na respectiva andlise,
aplica-se a teoria acima descrita, com o propdsito de descrever a conduta do judiciario brasileiro
diante de tal situacao.

A fim de sustentar o que foi até aqui exposto, menciona-se a seguinte afirmacao, de acordo
com Melo:

A correta analise no sentido de que a natureza do abuso seja adequadamente
identificada, visando concluir se 0 mesmo é limitado a questdo patentaria ou ao
abuso de poder econémico, ndo é uma mera discussdo académica. O relevante
carater pratico dessa matéria reside no fato de que os instrumentos juridicos que
podem ser utilizados contra o abuso serdo determinados conforme a natureza
deste dltimo [...]. (MELO, 2011, p. 57).
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Como se depreende a partir da exposicdo de Melo, o abuso de direito identificado na seara
da propriedade intelectual vai além de uma mera discussao académica. O uso de forma desvirtuada
do privilégio trazido pela propriedade intelectual se manifesta das mais diversas formas, o0 que torna
necessario identificar como o judiciario brasileiro vem lidando com o abuso de direito na propriedade
intelectual. Uma vez concedido o privilégio da protecdo da ideia inovadora, é fundamental que o
mesmo observe os limites que tornam a protecdo justa e constitucional. O privilégio oriundo da
propriedade intelectual, se ndo for observada sua finalidade e sua fungdo social, se tornara absoluto,
0 que pode ser um forte instrumento de abuso de direito.

3 CONCLUSAO

Uma das ramificacées do direito empresarial, a propriedade intelectual, definida em seu
conceito amplo como a ordem legislativa que regula as ideias inventivas e inovadoras, cada vez mais
tem alcancado um grande espaco nas mais diversas discussfes académicas. A patente, um dos
institutos que pode ser extraido dessa ordem &, também, o mecanismo mais utilizado pelas empresas
e inventores ao redor do mundo. Por trazer em si a esséncia de um direito de propriedade, muito se
discute o carater fundamental e social da patente, no sentido de delimitar seu dmbito pratico de
aplicacdo. (BARBOSA, 2015).

As discussbes que giram ao em torno do uso da patente possuem as mais diversas
conotacfes e ultrapassam as barreiras académicas, sendo consideradas por muitos autores uma
necessidade evolutiva para a interpretacédo e aplicacdo do direito de propriedade intelectual. (MELO,
2014).

Por meio de um mapeamento académico percebe-se a preocupacao recorrente em delimitar
conceitos, natureza juridica, aplicabilidade, essencialidade, sujeitos de direitos, compatibilidade legal,
prerrogativas, limites e, acima de tudo, mecanismos legais de se controlar, na busca de uma medida
certa, o uso favoravel de uma patente. O direito de propriedade intelectual minimizado ao direito a
patente traduz a figuragdo do antagonismo existente entre os diferentes sujeitos objetos da lei de
propriedade intelectual brasileira. Tal antagonismo é representado de um lado pelo legitimado a
exercer o privilégio previsto em lei, gozando do direito de fazer, tendo, em contrapartida, do outro
lado, aquele que depende do segredo privilegiado e necessita atender as estipulacdes protetivas da
propriedade para exercer o direito de usar.

Nessa perspectiva, quanto mais avang¢ado e desenvolvido for determinado pais, maior sera
seu gozo do direito de fazer, vez que estara sempre a frente no quesito ideias inovadoras e
inventivas. Portanto, grande sera a dependéncia de paises ndo desenvolvidos ou em
desenvolvimento, das grandes poténcias da propriedade intelectual. (Barbosa, 2015).

Nesse diapaséo, o fragil liame existente entre o detentor da patente e aquele contra quem é
oposto o direito ao privilégio geram as mais diversas provocagfes ao judiciario. Ora os detentores
buscam a justica para a mantenca de seus privilégios, ora a sociedade e 0s governos recorrem a
justica para ter devidamente declarado o abuso do uso dos privilégios. E nesse cenario que o poder
judiciario se torna palco das principais disputas envolvendo o abuso de direito, e isso exige do mesmo
solucdes rapidas e concretas. As disputas que envolvem propriedade intelectual, em sua grande
maioria, giram em torno de patentes que protegem bens considerados essenciais para a sociedade.
Medicamentos e alimentos s@o, em sua grande maioria, alvo dos mais diversos pedidos de
declaragéo de abuso de direito, licenciamento compulsério, afastamento de cobranga de royalties.
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